Sygn. akt XXIl GWzt 51/19

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 sierpnia 2020 r.

Sad Okregowy w Warszawie XXII Wydziat Wtasnosci Intelektualnej

w skfadzie nastepujgcym:
Przewodniczacy sedzia SO Beata Piwowarska
Protokolant Aleksandra Sawicka

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2020 r. w Warszawie

sprawy z powoddztwa A.G. i E.J.

przeciwko P. spoétce z ograniczong odpowiedzialnoscia z siedzibg w Olsztynie

0 ochrone praw do znakéw towarowych

1. oddala powo6dztwo;

2. zasadza od A.G. i E.J. — solidarnie — na rzecz P. spotki z ograniczong odpowiedzialnoscig z
siedzibg w Olsztynie kwote 3.377 (trzy tysigce trzysta siedemdziesigt siedem) ztotych tytutem zwrotu

kosztow zastepstwa procesowego.



Sygn. akt XXIl GWzt 51/19

UZASADNIENIE

Po sprecyzowaniu powddztwa - 24 lutego 2020 r. — A.G. i E.J. wspdlnicy spoftki cywilnej O. w

Strzelinie domagali sie:

1. zakazania P. spétce z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Olsztynie przywozu lub
wywozu, oferowania, wprowadzania do obrotu lub magazynowania w tym celu pod takim
oznaczeniem, lub oferowanie lub $wiadczenie ustug, uzywania oznaczenia w dokumentach handlo-
wych i w reklamie oraz uzywania oznaczenia w reklamie poréwnawczej w sposéb sprzeczny z
dyrektywg 2006/114/ WE w zakresie wyrobow optycznych pod oznaczeniem opatrzonych oznacze-
niem PRIME, podobnego do znaku towarowego PRIME by moonlight: zarejestrowanego w Urzedzie
Harmonizacji Rynku Wewnetrznego pod numerem CTM 012702511; (art. 9 ust. 3 lit. b, c, e, f
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2017/1001 w sprawie znaku
towarowego Unii Europejskiej z dnia 14 czerwca 2017 r. — [DALEJ ,,ROZPORZADZENIE”]

2. zakazania pozwanej uzywania oznaczenia PRIME podobnego do znaku towarowego PRIME by
moonlight zarejestrowanego w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego pod numerem CTM
012702511, jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiebiorstwa, lub jako czesci tych nazw (nr KRS
0000124479); - (art. 9 ust. 3 lit. d ROZPORZADZENIA)

3. nakazania pozwanej usuniecia skutkéw naruszenia, poprzez wycofanie z obrotu, a nastepnie
zniszczenie wszystkich znajdujgcych sie w obrocie etykiet i opakowan, opraw okularowych z

oznaczeniem PRIME, w terminie 7 dni od uprawomocnienia sie wyroku;

4. nakazania pozwanej opublikowania catosci orzeczenia w jezyku polskim i angielskim w branzowym
pismie (...) (wydawca: (...) s.c. z siedzibg w W. ) oraz dzienniku (...) (wydawca (...) S.A. z siedzibg w
W.) w terminie 7 dni od daty uprawo-mocnienia sie orzeczenia; a w przypadku nieopublikowania
powyzszego ogtoszenia w wyzej wskazanym terminie - o upowaznienie powodéw do opublikowania

ogtoszenia na koszt pozwanej;

5. nakazania pozwanej opublikowania catosci orzeczenia w jezyku polskim i angielskim na stronie
www. (...)t.pl oraz na stronie www. (...).com, w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia sie orzeczenia

i wySwietlanie jej przez okres 1 miesigca;

6. zasgdzenia od pozwanej zwrotu kosztéw procesu. (k.3-39, 284-358)

P. spdétka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Olsztynie wnosita o oddalenie
powddztwa i 0 zasgdzenie od powoddw na jej rzecz kosztdéw postepowania. Zarzucita powodom
niewtasciwe sformutowanie i nieudowodnienie roszczen. Zaprzeczata naruszeniu prawa do unijnego
znaku towarowego PRIME by moonlight przedstawiajgc obszerng argumentacje prawng, ktérg Sad

zgodzit sie orzekajgc o oddaleniu powddztwa . (k.129-168)



Sad ustalit:

A.G. prowadzacy dziatalnos¢ gospodarczg w zakresie sprzedazy hurtowej wyrobdéw
farmaceutycznych i medycznych oraz E.J. prowadzacy dziatalno$¢ gospodarczg w zakresie sprzedazy
hurtowej niewyspecjalizowanej sg wspolnikami spotki cywilnej O. w Strzelinie. (dowdd: wypis z CEIDG
k.18, 19) Spdétka rozpoczeta dziatalnosé¢ 1990 r., a od 1995 r. dystrybuuje kolekcje: Prime by

moonlight, Moonlight, Prime, Sukcess, Sonata i Optic Union. (bezsporne)

Powodowie sg uprawnieni do stowno-graficznego unijnego znaku towarowego

HEEEEOTME

wEeEIne by moonlight

zarejestrowanego w Urzedzie Unii Europejskiej ds.
Witasnosci Intelektualnej pod nr 012702511, chronionego od 18 marca 2014 r. dla towardw i ustug w
klasach klasyfikacji nicejskiej: 9. (urzadzenia, przyrzadu i aparatura optyczna, wyroby optyczne,
okulary, okulary przeciwstoneczne, okulary ochronne do uprawiania sportu, okulary ptywackie,
oprawki do okularéw, szkta do okularéw, szkta korekcyjne, szkta kontaktowe, soczewki kontaktowe,
soczewki optyczne, czesci do okularéw, etui do okularéw, pojemniki na szkta kontaktowe, nakfadki do
okularéw, fancuszki i sznurki do okularéw, lornetki, lunety, lupy, czesci i akcesoria do wyzej
wymienionych towaréw zawarte w tej klasie) oraz 35. (ustugi sprzedazy w sklepach, hurtowniach,
punktach wyspecjalizowanych oraz za posrednictwem internetu nastepujgcych towaréw: urzadzenia,
przyrzady i aparatura optyczna, wyroby optyczne, okulary, okulary przeciwstoneczne, okulary
ochronne do uprawiania sportu, okulary ptywackie, oprawki do okularéw, szkta do okularéw, szkta
korekcyjne, szkta kontaktowe, soczewki kontaktowe, soczewki optyczne, czesci do okularéw, etui do
okularéw, pojemniki na szkfa kontaktowe, nakfadki do okularéw, tancuszki i sznurki do okularow,
lornetki, lunety, lupy). (dowod: wydruk z bazy EUIPO k.23-25)

Oprawy okularowe wprowadzane przez powoddw na rynek i ich opakowania sg oznaczane
tym znakiem towarowym. Powodowie uczestniczyli w 2018 r. w targach dla profesjonalistow

dziatajgcych w branzy optycznej uzywajgc oznaczenia (dowaod: fotografie k.33-36)

P. spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Olsztynie prowadzi od 2002 r.
dziatalno$¢ gospodarczg m.in. w zakresie sprzedazy hurtowej wyrobow farmaceutycznych i

medycznych. (dowdd: wyciagg KRS k.14-17) Pozwana jest uprawniona do stowno-graficznego znaku

PRIME

towarowego: EYEWEAR zarejestrowanego w Urzedzie Patentowym RP pod nr

314607 dla towarow w klasie 9. i ustug branzy optycznej w klasie 44. klasyfikacji nicejskiej; stowno-

graficznego znaku towarowego @ B ¥ B W B & R zarejestrowanego pod nr 298654

dla towaréw w i wustug klasach 9. i 44. oraz stowno-graficznego znaku towarowego

PRIME

VISIO POLSKA  zarejestrowanego pod nr 312084 dla towaréw i ustug w klasach 9., 35.



i 40. klasyfikacji nicejskiej. Jej znak towarowy PRIME R.295922 zostat ostatecznie uniewazniony.
(dowodd: wydruk z bazy UPRP k.29-32)

Pozwana prowadzi dziatalno$¢ na rynku soczewek okularowych oraz szkiet okularowych. W

celu promocji i reklamy, a takze oznaczania swoich towaréw postuguje sie oznaczeniem

PEE

PRIME EYEWEAR
oraz PRIME VISIO POLSKA, ktérego od 2017 r. uzywa w firmie spotki.

PRIME

W 2018 r. uzywata w obrocie, w dziataniach reklamowych znaku EYEWEAR

(dowod: fotografie i wydruki ze strony internetowej k.291-309)

Stowo ,prime” pochodzi z jezyka angielskiego i oznacza: pierwszy, pierwszorzedny, najlepsze-
go gatunku, wyborny. (dowdd: wielki stownik angielsko-polski P.W. k.170-171) Ma wiec charakter
superlatywny, wartosciujgcy, wskazujgcy na wysokag jako$¢ oferowanych towardéw i ustug. (ocena
normatywna) Stanowi ono element licznych zarejestrowanych znakéw towarowych i oznaczen

uzywanych na rynku dla réznych towardéw i ustug. (dowdd: wydruki z bazy EUIPO k.176-239)

Sad zwazyk

Podstawowg funkcjg znaku towarowego jest gwarantowanie konsumentowi lub koncowemu
odbiorcy mozliwosci okreslenia pochodzenia towaru lub ustugi nim oznaczonych, odréznienia go (bez
ewentualnosci wprowadzenia w btad) od towardw lub ustug innego pochodzenia. (tak wyroki Euro-
pejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci z 23.05.1978 r. w sprawie 102/77 H. , z 18.06.2002 r. w sprawie
C-299/99 P. s, z 8.05.2008 r. w sprawie C-304/06 E. , wyrok Sadu Unii Europejskiej z 8.02.2011 r. w
sprawie T-157/08 I.)

Prawo wylgczne zostato przyznane, aby umozliwi¢ wiascicielowi znaku towarowego ochrone
jego szczegdlnych intereséw, zadbanie o to, aby znak ten mogt spetnia¢ wilasciwe mu funkcje
wskazywania konsumentom pochodzenia towaru lub ustugi oraz gwarantowania ich jakosci, a takze
funkcje komunikacyjng, reklamowsg i inwestycyjng. Wykonywanie prawa wytgcznego jest zastrzezone
dla przypadkéw, w ktérych uzywanie przez osoby trzecie okre$lonego oznaczenia wptywa lub moze
negatywnie wptywac na petnione przez znak funkcje. (tak wyrok Trybunatu z 22.09.2011 r. w sprawie
C-482/09 B., a takze wyroki z 18.06.2009 r. w sprawie C-487/07 L’. z 23.03.2010 r. w sprawach
potgczonych od C-236/08 do C-238/08 G.)

Przepis art. 9 ust. 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w
sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jednolity) z 14 czerwca 2017 r. stanowi, ze bez
uszczerbku dla praw wiasciciela nabytych przed datg zgtoszenia lub datg pierwszenstwa unijnego
znaku towarowego wiasciciel tego znaku jest uprawniony do zakazania osobom trzecim, ktére nie
majg jego zgody, uzywania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towaréw lub ustug, oznaczenia,

m.in. w przypadku, gdy oznaczenie to:



a. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym i jest uzywane w odniesieniu do towaréw lub ustug,
ktére sg identyczne z tymi, dla ktorych znak ten zostat zarejestrowany;

b. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne oraz jest uzywane w
odniesieniu do towardw lub ustug, ktére sg identyczne lub podobne do towardéw lub ustug, dla ktérych
znak ten zostat zarejestrowany, jezeli istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia odbiorcéw w btad,
ktére obejmuje prawdopodobienstwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym;

c. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne, niezaleznie od tego, czy jest
ono uzywane w odniesieniu do towaréw lub ustug, ktére sg identyczne, podobne lub niepodobne do
tych, dla ktérych znak ten zostat zarejestrowany w przypadku, gdy cieszy sie on renomg w Unii i
uzywanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienalezng korzys¢ lub jest

szkodliwe dla odrézniajgcego charakteru lub renomy unijnego znaku towarowego.

Ocena identycznosci lub podobienstwa znaku zarejestrowanego (zaréwno unijnego, jak i
krajowego) oraz przeciwstawianego mu oznaczenia pozwanego powinna sie opiera¢ na ich zgodnosci
wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znaki nalezy poréwnywaé cato$ciowo, a decydujgce znaczenie
mie¢ beda elementy odrdzniajgce, a nie opisowe. Oznaczenie moze by¢ uznane za identyczne ze zna-
kiem, tylko wtedy, gdy powtarza — bez dokonywania zmian lub uzupetnien — wszystkie jego elementy,
lub gdy rozpatrywane jako catosé, wykazuje nieznaczne roznice, ktére nie zostang dostrzezone przez
przecietnego konsumenta. (tak wyrok Trybunatu z 20.03.2003 r. C-291/00 L. Dwa znaki towarowe sg do
siebie podobne, jezeli z punktu widzenia okreslonego kregu odbiorcéw, sg przynajmniej czesciowo
identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. (tak wyrok Sadu z 23.10.2002 r. w sprawie T-6/01 M.
) Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znaki sg identyczne, czy tez mozna mowi¢ zaledwie o
podobienstwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znakow
i ich catosciowego oddziatywania na percepcje nalezycie poinformowanego, dostatecznie uwaznego i
rozsadnego przecietnego konsumenta. (tak wyroki Trybunatu z 20.03.2003 r. w sprawie C-291/00 L., z
8.05.2014 r. w sprawie C-591/12 P. SA)

Dokonujgc oceny podobienstwa towardw i ustug nalezy bra¢ pod uwage wszystkie czynniki cha-
rakteryzujgce zachodzgce miedzy nimi relacje (zaleznosci), szczegdlnie ich rodzaj i przeznaczenie,
sposob uzywania lub korzystania z nich, warunki w jakich sg sprzedawane, a takze ich wzajemny,
konkurencyjny lub komplementarny charakter. (tak wyroki Sgdu z 23.10.2002 r. w sprawie T-388/00 E., z
4.11.2003 r. w sprawie T-85/02 C.) Cato$ciowa ocena zaktada pewng wspétzaleznos¢ miedzy branymi
pod uwage czynnikami, w szczegélnosci podobienstwem znakéw oraz podobienstwem towaréw/ustug,
ktérych one dotycza, przy czym niski stopier podobieristwa towaréw i ustug moze by¢ zréwnowazony
znaczacym stopniem podobienstwa znakdéw i odwrotnie. (zasada wzajemnej zaleznosci - tak wyroki
Trybunatu z 23.10.2002 r. w sprawie T-6/01 M., z 13.09.2007 r. w sprawie C-234/06 I., z 18.12.2008 r. w
sprawie C-16/06 M.)

W mysl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad istnieje, gdy
znaczna czes¢ wiasciwego kregu odbiorcéw mogtaby zostac¢ sktoniona do omytkowego zakupu towaru
pozwanego, myslac, ze jest to towar uprawnionego (uznajac, ze dane towary lub ustugi pochodzg z tego
samego przedsigbiorstwa), ewentualnie mogtaby uznac¢, ze dane towary lub ustugi pochodzg z przedsie-
biorstw powigzanych ze sobg gospodarczo. (tak wyroki Trybunatu z 29.09.1998 r. w sprawie C-39/97 C.,
z 4.05.1999 r. w sprawach potgczonych C-108/97, C-109/97 W., z 22.06.1999 r. w sprawie C-342/97 L.)



Prawdopodobienstwo wprowadzenia w btgd powinno by¢ oceniane w sposéb catosciowy, wediug
sposobu postrzegania okreslonego konsumenta, przy uwzglednieniu wszystkich istotnych okolicznosci
konkretnego przypadku, szczegdlnie wzajemnej zaleznosci miedzy podobienstwem oznaczen i towarow
lub ustug, ktérych one dotyczg. (tak wyroki Trybunatu z 11.11.1997 r. w sprawie C-25/95 S. , z
23.03.2006 r. w sprawie C-206/04 M., z 18.12.2008 r. w sprawie C-16/06 M., z 8.05.2014 r. w sprawie C-
591/12 P.)

Wiasciwy krag odbiorcoéw sktada sie z przecietnych konsumentdw, nalezycie poinformowanych,
dostatecznie uwaznych i rozsadnych, przy czym poziom uwagi konsumentéw moze sie réznie ksztatto-
wac w zaleznosci od kategorii towardéw lub ustug. (tak wyroki Trybunatu z 22.06.1999 r. w sprawie C-
342/97 L., z 6.05.2003 r. w sprawie C-104/01 L. i z 12.01.2006 r. C-361/04 R.) Przecietny konsument
rzadko ma mozliwo$¢ przeprowadzenia bezposredniego poréwnania réznych znakéw towarowych, musi
zazwyczaj zdac¢ sie na zachowany w pamieci niedoskonaty ich obraz. Ryzyko konfuzji jest tym wieksze,
im silniejszy jest charakter odrozniajgcy znaku towarowego, ktéry wynika z jego samoistnych cech lub
renomy (znajomosci, rozpoznawalnosci na rynku). (tak wyroki Trybunatu z 22.06.1999 r. w sprawie C-
342/97 L., 2 11.11.1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL i z 29.09.1998 r. w sprawie C-39/97 C.)

Istnieje pewna wspoizalezno$¢ pomiedzy znajomoscig znaku wsrdd odbiorcow, a jego charakte-
rem odrézniajgcym - im bardziej znak jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odréznia-
jacy. Przy ocenie, czy znak cieszy sie wysoce odrézniajgcym charakterem wynikajgcym z jego
znajomosci wsréd odbiorcow, nalezy rozpatrzy¢ wszystkie istotne okolicznosci danego przypadku, w
szczegoblnosci udziat znaku w rynku, natezenie, zasieg geograficzny i dtugo$¢ okresu jego uzywania,
wielkos¢ inwestycji dokonanych przez przedsiebiorstwo w celu jego promocji, udziat procentowy
zainteresowanych grup odbiorcow, ktérym znak umozliwia zidentyfikowanie towaréw jako pochodzgcych
z okreslonego przedsigbiorstwa, jak rowniez oswiadczenia izb handlowych i przemystowych lub
stowarzyszeh zawodowych. (tak wyrok Sadu z 12.07.2006 r. w sprawie T-277/04 V. ) Ciezar
udowodnienia sity znaku towarowego i jego odrézniajgcego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6
k.c.)

Skutki unijnego znaku towarowego podlegajg wytgcznie przepisom rozporzgdzenia. W ust. 3

art. 9 stanowi, ze na podstawie ust. 2 mogg by¢ zakazane w szczegdlnosci:

a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;

b) oferowanie towaréw, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim
oznaczeniem lub oferowanie, lub $wiadczenie ustug pod tym oznaczeniem;

c) przywdz lub wywdz towardw pod takim oznaczeniem;

d) uzywanie oznaczenia jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiebiorstwa, lub jako cze$ci tych nazw;
€) uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie;

f) uzywanie oznaczenia w reklamie poréwnawczej w sposéb sprzeczny z dyrektywg Parlamentu
Europejskiego i Rady 2006/114/WE.

Gdy sad uznaje, ze pozwany naruszyt lub ze z jego strony istnieje grozba naruszenia unijnego
znaku towarowego, wydaje, o ile nie istniejg szczegdlne powody, decyzje zakazujgcg okreslonych
dziatan. Stosuje rowniez s$rodki, zgodnie z przepisami prawa krajowego, ktérych celem jest

zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 130 ust. 1) Oznacza to, Ze jesli w prawie krajowym istniejg



inne jeszcze sposoby (Srodki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznane przepisom rozporzadze-
nia, sgd powinien je, na wniosek powoda, zastosowa¢ do ochrony znaku unijnego. Odnosi sie to

wprost do przepiséw ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo wtasnosci przemystowe;j:

- art. 296 ust. 1 stanowigcego, ze osoba, ktérej prawo ochronne na znak towarowy zostato naruszone
moze zada¢ od naruszyciela (oprécz zaniechania naruszania), wydania bezpodstawnie uzyskanych
korzysci oraz naprawienia wyrzadzonej szkody w razie zawinionego naruszenia,

- art. 286, stanowigcego, ze sad, rozstrzygajgc o naruszeniu prawa, moze orzec, ha wniosek
uprawnionego, o bedacych witasnoscig naruszajgcego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych
wytworach oraz $rodkach i materiatach, ktoére zostaty uzyte do ich wytworzenia lub oznaczenia, w
szczegolnosci moze orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasgdzonej
na jego rzecz sumy pienieznej albo zniszczeniu,

- art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1 stanowigcego, ze sad, rozstrzygajgc o naruszeniu znaku
towarowego, moze orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomosci czesci albo

catosci orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposéb i w zakresie okreslonym przez sad.

Wystepujgc na droge sgdowg w sprawach o naruszenie praw wiasnosci przemystowej nalezy
sformutowac roszczenia w sposob konkretny, niebudzacy watpliwosci interpretacyjnych i nadajgcy sie
do egzekucji. Z zgdanych nakazow i zakazéw musi jasno wynikac tres¢ obowigzkow jakie majg zostac
natozone na pozwanego. Powinny one odpowiada¢ sposobowi jego dziatania stanowigcego narusze-
nie i miesci¢ sie w granicach wyznaczonych powotanymi przepisami. (por. wyrok Sadu Najwyzszego z
2.06.2011 r., | CSK 581/10) W odniesieniu do sporéw dotyczacych znakéw towarowych, poza reno-
mowanymi, sankcje powinny okresla¢ takze towary i/lub ustugi, ktérych dotyczg zakazy/nakazy. Ich

podstawa prawna nie stanowi natomiast elementu roszczen.

Powddztwo w sprawach o naruszenie praw witasnosci przemystowej podlega badaniu z punktu
widzenia prawidtowosci jego sformutowania, o czym stanowi art. 187 § 1 pkt 1 k.p.c. Juz na wstepnym
etapie postepowania — badania warunkéw formalnych — nalezy zwrdci¢ powodowi uwage na

dostrzezone nieprawidtowosci wyciggajgc konsekwencje z ich nieusuniecia w postaci zwrotu pozwu.

Stwierdzajgc nieprawidtowosci w sformutowaniu powddztwa A.G. i E.J. Sgd wielokrotnie
zwracat na nie uwage petnomocnikowi powoddéw, dokonana przezen zmiana w zadnym razie nie
czynita jednak zados¢ wymogom art. 187 § 1 pkt 1 k.p.c. Zarzucat to takze petnomocnik pozwanej.
Powddztwo w ostatecznej postaci byto sformutowane w sposdb niepoprawny jezykowo, w wielu
elementach niezrozumiale i wewnetrznie sprzecznie. Juz z tej przyczyny nie nadawato sie do
uwzglednienia. Jakkolwiek sad jest uprawniony do sformutowania sankcji naruszenia w sposob
odmienny od tresci powddztwa, mieszczacy sie w granicach wyznaczonych w art. 321 k.p.c., to w
zadnym razie nie moze wyrecza¢ w tym powoda, szczegdlnie gdy jest on zastepowany przez
profesjonalnego pethomocnika (dziatanie przez sad z urzedu bytoby sprzeczne z zasadg rownowagi

procesowej stron).

A.G. i E.J. i sg wspdtuprawnieni do wylgcznego uzywania na terytorium Unii Europejskiej
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znaku towarowego nr 012702511, m.in. dla wyrobdéw optycznych,




okularéw, oprawek do okularéw, szkiet i soczewek kontaktowych. Znak jest zarejestrowany jako
stowno-graficzny. Wyeksponowano w nim stowo ,prime”, nie oznacza to jednak, ze ma ono charakter
dystynktywny, przeciwnie, stanowi jedynie podkreslenie pochodzenia naj-lepszych towaréw od
»,moonlight”. Sformutowanie ,prime by moonlight” musi by¢ czytane jako catos¢. Nie bez znaczenia dla

konsumenta sg takze elementy graficzne: uktad, czcionka i kolorystyka.

Powodowie nie wykazali w tym postepowaniu, ze w efekcie intensywnego uzywania, element
Lprime” zyskat wtérng zdolno$¢ odrdzniajgca, co wiecej, nie przedstawili jakichkolwiek dowodow
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rzeczywistego uzywania znaku mogacych stanowi¢ podstawe czynienia

przez Sad ustalen dotyczgcych jego rozpoznawalnosci w relatywnym kregu konsumentow.

Sad podziela stanowisko pozwanej, ze powodowie nie mogg skutecznie zgda¢ wytacznosci
uzywania dla towaréw w klasie 9. klasyfikacji nicejskiej stowa ,prime”. Zgtaszajac do rejestracji znak
Lprime by moonlight” musieli mie¢ swiadomos$¢, ze stowo ,prime” jest odbierane przez potencjalnych
nabywcow ich towardw i ustug jako opisowe, a nie dystynktywne. Ze wzgledu na jego opisowos¢ i
charakter superlatywny (w sensie reklamowym) z oznaczenia ,prime” mogg — bez ograniczen -
korzysta¢ wszyscy uczestnicy gry rynkowej dla podkreslenia wartosci, wysokiej jakosci lub
wyjatkowosci ich oferty. Nabywcy okularéw, opraw lub soczewek w krajach Unii Europejskiej nie

potraktujg wiec jako marki stowa prime, ale prime by moonlight.

Przeciwstawiane znaki poréwnuje sie calosciowo, w ich postaci zarejestrowanej z
pominieciem elementéw niedystynktywnych. W Swietle obowigzujgcego prawa (zaréwno unijnego
jak i krajowego) oraz zgodnie z utrwalong praktyka rejestracji znakéw towarowych uznaje sie, ze
sfowo ,prime” nie ma samo w sobie zdolnosci odrézniajgcej i nie mogtoby by¢ zastrzezone jako
stowny znak towarowy na rzecz jednego tylko przedsiebiorcy. Stowo ,prime” w jezyku angielskim
okredla wysokg jakos¢, klase np. towaru, podkresla wiec jego atrakcyjnos¢. Pomimo ze jest to
oznaczenie obcojezyczne, moze by¢ ono uznane za opisowe w jezyku polskim, gdyz dla odbiorcy jest
zrozumiate, wystarczajgco dobrze znane jako uzywane przez réznych przedsiebiorcow dla ich
towaréw lub ustug. (por. wyrok Sadu Najwyzszego z 2.06.2011 r., | CSK 581/10) W tym przypadku,
stowo ,prime” niewatpliwie kojarzy sie z polskim stowem ,prima”. (k.173-174) Z tej przyczyny nie sg

rejestrowane stowne, a czesto takze stowno-graficzne znaki towarowe PRIME. (k.241-245)

Zgodnie z akceptowanym przez Sad pogladem doktryny, ustalenie cech wspdlnych znaku
towarowego i spornego oznaczenia nie moze prowadzi¢ do wyrdznienia tych elementéw znaku, ktore

sg pozbawione mozliwosci realizowania przez ten znak funkcji oznaczenia pochodzenia.

W okolicznosciach niniejszej sprawy nalezy przeciwstawi¢ sobie znak towarowy
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oraz oznaczenia PRIME VISIO POLSKA (firma pozwanej spoftki) i

stowno-graficzne znaki towarowe:



PE: PRIME

EYEWEAR
PRIME EYEWEAR

@PRIME PRI ME

VISIO POLSKA

Jakkolwiek wszystkie one majg element PRIME, to jako opisowy nie moze on by¢ uznany za
kolizyjny, prowadzgc do stwierdzenia naruszenia przez pozwang prawa wytgcznego powodow.
Odmienne, pozostate elementy stowne oraz grafika (czcionka, kolorystyka, uktad) sprawiaja, ze
nalezycie rozsgdny i uwazny konsument nie bedzie kojarzyt oznaczenia i znakéw towarowych
pozwanej z wczesniejszym znakiem towarowym powodéw. Osoby zainteresowane nabyciem
okularéw, opraw okularowych, a szczegdlnie profesjonalni nabywcy szkiet lub soczewek kontaktowych
nie bedg kierowaly sie stowem ,prime” lecz wtasnie pozostatymi elementami stownymi i graficznymi
znakoéw towarowych stron: ,by moonlight” oraz ,VISIO POLSKA”, ,PE”, ,PE EYEWEAR” i
-LEYEWEAR”. To te elementy umozliwiajg odréznianie znakdéw stron. Zarzuty A.G. i E.J. oraz oparte

na nich roszczenia nalezy zatem uzna¢ za nieuzasadnione.

W zakresie roszczen zakazowych (z pkt 1. i 2.) powodztwo podlegato oddaleniu takze z tej
przyczyny, ze A.G. i E.J. i nie dowiedli aktualnosci naruszenia w odniesieniu do wskazanych towarow
(wyrobow optycznych) i nieokreslonych blizej ustug. Wydruki ze strony internetowej pozwanej
zawierajg tresci archiwalne oraz fotografie wykonane na targach w 2018 r. Niesporne jest tylko

uzywanie stowa ,prime” w firmie pozwanej spétki.

W zakresie roszczenia z pkt 3. brak dowodéw na to, ze objete nim towary i materiaty znajdujg
sie faktycznie w obrocie, a zatem istnieje stan naruszenia, ktérego skutki powinny by¢ w taki sposéb

usuniete. Nie ma takze uzasadnienia dla wybranej formy publikacji orzeczenia.

O kosztach Sad orzekl na zasadzie art. 98 k.p.c. — odpowiedzialnosci za wynik sporu.
Do niezbednych kosztéw procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza sie wynagrodzenie,
jednak nie wyzsze niz stawki optat okreslone w odrebnych przepisach i wydatki jednego adwokata,
koszty sgdowe oraz koszty nakazanego przez sad osobistego stawiennictwa strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.)
Stronom reprezentowanym przez radce prawnego zwraca sie koszty w wysokosci naleznej wedtug

przepiséw o wynagrodzeniu adwokata. (art. 99 k.p.c.)

Optaty za czynnosci radcow prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwosci okresla
rozporzgdzenia Ministra Sprawiedliwosci z 22.10.2015 r. w sprawie opfat za czynnosci radcow
prawnych (tj. z 3.01.2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 265). Zgodnie z § 15 ust. 3, optate w sprawach

wymagajgcych przeprowadzenia rozprawy ustala sie w wysokosci przewyzszajgcej stawke minimalnag,




ktéra nie moze przekroczy¢ szesciokrotnosci tej stawki, ani wartosci przedmiotu sprawy, jesli uzasad-
nia to: niezbedny nakfad pracy radcy prawnego, w szczegoélnosci poswiecony czas na przygotowanie
sie do prowadzenia sprawy, liczba stawiennictw w sgdzie, w tym na rozprawach i posiedzeniach,
czynnosci podjete w sprawie, w tym czynnosci podjete w celu polubownego rozwigzania sporu,
rébwniez przed wniesieniem pozwu; wartos¢ przedmiotu sprawy; wkiad pracy radcy prawnego w
przyczynienie sie¢ do wyjasnienia okoliczno$ci faktycznych istotnych dla rozstrzygniecia sprawy, jak
réwniez do wyjasnienia i rozstrzygniecia istotnych zagadnien prawnych budzgcych watpliwosci w
orzecznictwie i doktrynie, a takze rodzaj i zawitos¢ sprawy, w szczegodlnosci tryb i czas prowadzenia
sprawy, obszerno$¢ zgromadzonego w sprawie materiatu dowodowego, w szczegdlnosci
dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegtego lub biegtych sgdowych, dowodu z zeznan
Swiadkéw, dowodu z dokumentoéw, o znacznym stopniu skomplikowania i obszernosci. W sprawie o

naruszenie praw ochronnych i praw z rejestracji wynagrodzenie wynosi 1680 zt (§ 8 ust. 1 pkt 19).

Ze wzgledu na charakter sprawy, jej wage i stopien skomplikowania i czas trwania
postepowania, Sad uznat, ze adekwatne do nakfadu pracy petnomocnika pozwanej wykonujgcego

zawo6d radcy prawnego bedzie wynagrodzenie w dwukrotnej minimalnej wysokosci.



